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I. Grundlage des Berlchts 



Beschreibung, Seiten 

1-22 

Anspruche, Nr. 

1-44 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 18.06.2004 mit Schreiben vom 16.06.2004 



Zeichnungen, Blatter 

1yQ gy9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Beh6rde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Clbersetzung, die Mr die Zwecke der international Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Clbersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingere.cht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden .st. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

° 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schnfthchen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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JWEWBWW *«**. Andsrungsn snfna/fen. 
6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

. Keine Erstellung sines Gutachtena Qber Neuhelti erflndariache TarigtrsH und gewsrWiche 

inwendbarkeit beanspruchte Erfindung ate neu, auf 

□ die gesamte international Anmeldung, 

□ AnsprQche Nr. 

Konnte (genaue Angaben): unzureic hend durch die Beschreibung 

n Die AnsprQche bzw. die obengenannten Anspniche Nr. sjnd so 

SA* P « " SinnV ° ,,eS G n 77 15 , 35 . 39 wurde kein internal Becherchenbencht erstei, 
B FQ rdieobengenanntenAnsprucheNr.15- . erden> weiMa s Protokoll der 

SSSShrtebenen Standard entspncht. 

□ Die computerlesbare ronu w 

,V. Mangsmos EinheKnchfren *r Erfindung hat der 

, . « die Auf.crdsn.ng zur Einschrankung dsr Anspruch. odsr 
Anmelder: 

□ die AnsprQche eingeschrankt. 

□ zusatzliche GebQhren entrichtet. 

□ Z usatz,iche GebQhren unter Widerspruch entrichtet. 
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zusatzlicher Gebuhren aufzufordem. 
3. Die Behorde ist der Auff assung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4 Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine Internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
international Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 

B die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1 -1 4,22-34,40-44 beziehen. 

. _ , * A .i ia „« M ^K. Artiic^l hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-5,7-11,22-28,30-34,40-41,43-44 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 6,12-14,29,42 

GewerblicheAnwendbarkeit(IA) Ja: Anspruche: 1-14,22-34,40-44 

Nein: Anspruche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Feststellung nach Regel 66.2(a)(H) hinsichtlich der Neuheit, der 
erf inderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 • EP-A-1 1 78 529 (SHARP KK) 6. Februar 2002 (2002-02-06) 
D2 : US-A-4 374 391 (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 15. Februar 1983 (1983-02-15) 
D3- CH 387 1 75 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31 .. Januar 1 965 (1 965-01 -31 ) 
D4: US-B1-6 268 058 (TAHON JEAN-PIERRE ET AL) 31 . Jul! 2001 (2001-07- 
31) 

D5- US-A-5 436 084 (HALUSKA LOREN A ET AL) 25. Juli 1995 (1995-07-25) 
D6: EP-A-1 139 424 (SHARP KK ;NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (JP)) 
4. Oktober2001 (2001-10-04) 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1 -5, 7-1 1 , 22-28, 30-34, 40-41 und 43-44 ist nicht 
neu im Sinne von Artlkel 33(2) PCT. 

2 1 Anspruche 1 , 23 und 24: D1 (siehe Spalte 7, Zeile 50 - Spalte 9, Zeile 38; Figur 3) 
" offenbart ein Verfahren, bei dem ein auf einer Seite mit einem Halbleiterelement 
(1 a) versehenes Substrat (1 ) mit einer auf gedampften Schutzschicht (4a) 
beschichtet wird. Der Vollstandigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass auch 
D2 (siehe Spalte 3, Zeile 31 - Spalte 6, Zeile 63; Figur 3), D3 (siehe Seite 1 , 
Zeilen 1-55; Seite 5, Zeile 103 - Seite 6, Zeile 23) und D4 (siehe 
Zusammenfassung; Spalte 3, Zeilen 46-60; Spalte 4, Zeilen 17-18; Spalte 8, 
Zeilen 24-49) den Gegenstand der Anspruche 1 , 23 und 24 offenbaren Oder 
nahelegen. Es wird darauf hingewiesen, dass D5 (siehe Spalte 1 , Zeile 46 - Spalte 
5 Zeile 38) offenbart, dass eine Borosilikatschicht als Kopierschutzschicht d.enen 
kann, so dass dieses technische Merkmal implizit auch fur die Borosilikatsch.chten 
der Dokumente D2-D4 gilt. 

2 2 D1 offenbart auch die zusatzlichen Merkmale der folgenden Anspruche: 
' Anspruche 2-3 und 25-26: Siliziumsubstrat (Absatz [0023]) und Schutzschicht (4a) 
aus Siliziumoxid; 

Anspruche 4 und 27: Schutzschicht 4, Figur 1 ; 
Anspruch 30: Plasma-CVD, Spalte 8, Zeile 3; 
Anspruche 8 und 32: Schichten 5 und 7, Figuren 1 und 3; 
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Anspruch 41 : Figur 1 ; 

Anspruch 44: Spalte 7, Zeile 50 - Spalte 9, Zeile 38. 

2.3 D2 offenbart auch die zusatzlichen Merkmale der folgenden Anspriiche: 
Anspriiche 7 und 31 : Spalte 2, Zeilen 35-36; 

Anspriiche 9 und 33 (Elektronenstrahlbedampfung): Spalte 4, Zeilen 46-48; 

2 4 D3 offenbart auch die zusatzlichen Merkmale der folgenden Anspriiche: 

Anspriiche 5 und 28: Borosilikat mit Aluminiumoxid und Alkalioxid, Serte 1 1 , Zeile 
111 -Seite 12, Zeile 9; 

Anspriiche 9 und 33 (thermische Bedampfung): Anspruch 1 1 ; 
Anspruch 1 1 : das Aufbringen der Schichten auf kalte als auch erhrtzte 
Schaltelemente, also bei Temperaturen unter 300 °C, Seite 1 , Zeilen 26-35. 

2 5 Anspriiche 10 und 34: D1 (siehe Spalte 7, Zeile 50 - Spalte 9, Zeile 38; Figur 3) 
' offenbart, dass die Kopierschutzschicht mehrere hundert Mikrometer d.ck ist. D3 
(siehe Seite 1 , Zeilen 26-35) offenbart Schichtdicken von 25 Mikrometer J D2 
siehe Spalte 6, Zeile 63) offenbart Schichtdicken von 0,25 Mikrometer. D4 (s.ehe 
Spalte 2, Zeilen 55-57) offenbart Schichtdicken von bis zu 350 Mikrometer. 

2 6 Anspriiche 22 und 40: D4 (siehe Zusammenfassung; Spalte 3, Zeilen 46-60; 
" Spalte 4, Zeilen 1 7-1 8; Spalte 8, Zeilen 24-49) offenbart ein Verfahren, be. dem 
eine Borosilikatschicht als Schutzschicht fur eine Sicherheitskarte verwendet w.rd. 
Es ist fur den Fachmann implizit klar, dass eine solche Karte elektronische 
Entschlusselungsmittel umfasst. 

2.7 Anspruch 43: Vorrichtung in Figur 8 von D4. 

3. Der Gegenstand der Anspriiche 6, 12-14, 29 und 42 ist nicht erfinderisch im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT. 

3 1 Anspriiche 6 und 29: D1 (siehe Spalte 7, Zeile 50 - Spalte 9, Zeile 38; Figur 3) 
offenbart ein Verfahren und ein Bauteil, welches sich vom Gegenstand der 
Anspriiche 6 und 29 dadurch unterscheidet, dass die Kopierschutzschicht nicht 
als Borosilikatglas mit Anteilen von Aluminiumoxid und Alkalioxid besteht. D5 
(siehe Spalte 1 , Zeile 46 - Spalte 5, Zeile 38) offenbart ein Verfahren zur 
Herstellung einer Kopierschutzschicht aus Borosilikatglas. Aus D3 (siehe Seite 12, 
Zeilen 7-9) ist bekannt, dass ein solches Glas Anteile von Aluminiumoxid und 
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Alkalioxid umfasst. Der Gegenstand der Anspruche 6 und 29 beruht deshalb allein 
auf einer einfachen Auswahl eines bekannten Materials, die der Fachmann ohne 
erfinderisches Zutun trifft. 

3 2 Anspruch 12: D2 (siehe Spalte 4, Zeiten 59-60) offenbart, dass das Beschichten 
des Substrats bei einem typischen Druck von 0,001 mbar stattfindet. Das 
Aufdampfen von Schichten auf ein Substrat ist jedoch ein routinemaBiges 
Vorgehen fur den Fachmann, der weiB, dass noch niedrigere Drucke vorteilhaft fur 
die Qualitat der aufgedampften Schicht sind. AuBerdem sind Drucke bis 10" mbar 
routinemaBig in Aufdampfanlagen verfugbar. Der Gegenstand des Anspruchs 12 
ist somit nicht erfinderisch. 

3 3 Anspruche 1 3-1 4: D6 (siehe Absatze [0054]-[0056] und [0063]-[0066]; Figur 1 a) 
offenbart ein Substrat (2) mit Halbleiterelementen, welches mit einer 
Schutzschicht (8) versehen und auf eine Schicht (3) aus Glas und Kunststoff 
aufgebracht ist. Es ist fur den Fachmann offensichtlich, dass die Wahl der 
Schutzschicht einerseits und das Aufbringen des Substrats auf die Schicht (3) 
andererseits verschiedene, von einander unabhangige technische Aufgaben s.nd. 
Es ist daher fur den Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit moglich, die 
vorgenannte Schutzschicht (8) als Kopierschutzschicht nach den Vorgaben von 
Dokument D1 auszugestalten, und somit ein Bauteil nach dem Verfahren des 
Gegenstandes der Anspruche 13 und 14 herzustellen. Die Anspruche 13 und 14 
sind deshalb nicht erfinderisch. 

3.4 Anspruch 42: Es ist fur den Fachmann offensichtlich, dass elektronische Bauteile 
jeglicher Art, insbesondere diejenigen fur den Gebrauch in 
Entschlusselungsgeraten, gegen Fremdanalyse geschutzt werden mussen, wozu 
die Dokumente D1-D4 die notigen Informationen liefem. Der Gegenstand des 
Anspruchs 42 ist deshalb nicht erfinderisch. 

4. Der Gegenstand der Anspruche 1 , 1 3, 1 4, 22, 23, 24, 40, und 42-44 ist nicht klar 
im Sinne von Artikel 6 PCT. 

4 1 Die Anspruche 1 und 44 sind als unabhangige Verfahrensanspruche und die 
Anspruche 23, 24 und 43 sind als unabhangige Produktanspruche abgefasst. 
Somit sind die Anspruche nicht knapp gefaBt. Ferner mangelt es den Anspruchen 
insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhangiger Anspruche 
schwierig, wenn nicht unmoglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu 
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ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzumfangs in unzumutbarer 
Weise erschwert wird. 

4 2 Im Anspruch 1 sollte ausdruckiich gesagt werden, dass die Kopierschutzschicht 
(4) auf die erste Seite (1 a) des Substrats (1) aufgebracht wird. Die derzeitige 
Fassung der Anspriiche 1, 13 und 14 macht es namlich nicht klar, ob die 
Glasschicht (14) oder Kunststoffschicht (5) aus den Anspriichen 13 und 14 
zusatzlich zur Kopierschutzschicht (4) des Anspruchs 1 aufgebracht werden oder 
mit dieser identisch sind, weil die Kopierschutzschicht (4) auch auf die zweite 
Seite (1b) des Substrats (1) aufgebracht werden konnte. 

4 3 Anspriiche 22 und 40: es ist nicht klar, aus welchen technischen Merkmalen sich 
die "Entschlusselungsmittel" der Anspriiche 22 und 40 zusammensetzen. 

4 4 Anspriiche 23 und 44: es wird versucht, einen Gegenstand durch seinen 
Herstellungsprozess zu definieren. Es ist hierbei aber nicht klar, welche 
technischen Merkmale der Gegenstand besitzt. AuBerdem ist des fur den 
Fachmann unmoglich, anhand eines fertigen Gegenstandes zu entscheiden, ob 
dieser durch den angefiihrten Prozess oder durch ein anderes, im Stand der 
Technik bekanntes Verfahren hergestellt wurde. 

4 5 Anspruch 42: es ist nicht klar, welche technischen Merkmale in einem 
Entschlusselungsgerat nach Anspruch 42 vorhanden sein sollen. 

4 6 Anspruch 43: es ist nicht klar, welche technischen Merkmale die Vorrichtung 

dieses Anspruchs besitzt, da der Gegenstand des Anspruchs nur durch 
funktionelle Angaben definiert wurde. 

5 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 

' Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D6 offenbarte einschlagige Stand 
der Technik noch diese Dokumente angegeben. 

6 Die unabhangigen Anspriiche 1 , 23, 24, 43 und 44 sind nicht in der zweiteiligen 
Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaBt. Im vorliegenden Fall erschemt die 
Zweiteilung jedoch zweckmaBig. Folglich sollten die in Verbindung mite.nander 
aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegnff 
zusammengefaBt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die ubrigen Merkmale im 
kennzeichnenden Teil aufgefiihrt werden (Regel 6.3 b) n) PCT). 
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7 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse der Regel 6.4 a) PCT, wonach 
mehrfach abhangige Anspruche nicht als Grundlage fur andere mehrfach 
abhangige Anspruche dienen diirfen. 

In der Beschreibung in Zeile 29 auf Seite 12 und in Zeile 34 auf Seite 20 sollte 
erklart werden, was das Akronym "TOF-SIMS" bedeutet. 

Die unprazise Angabe "Geist der Erfindung" in der Beschreibung in Zeile 12 auf 
Seite 22 erweckt den Eindruck, da3 der Gegenstand, fur den Schutz begehrt wird, 
nicht dem in den Anspruchen definierten Gegenstand entspricht, und fuhrt daher 
zur Unklarheit (Artikel 6 PCT), wenn die Beschreibung zur Auslegung der 
Anspruche herangezogen wird (vgl. die PCT Richtlinien, lll-4.3a). 



8. 



9. 
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